BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 25/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 009 529.1-53

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. H6ppler und
die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dipl. Wirt.-Phys. Maile und Dipl.-Phys.
Dr. Schwengelbeck

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse GO6F vom
2. Oktober 2006 wird aufgehoben.

BPatG 152
08.05



2. Die Patentanmeldung wird zur erneuten Entscheidung uber
die Patenterteilung an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurickverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Die Anmelderin hat am 2. Marz 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt die
bei diesem unter dem Aktenzeichen 10 2005 009 529.1-53 gefiihrte Erfindung mit
der Bezeichnung

L,Datenverarbeitungssystem zur Integration zweier Frameworks*

zum Patent angemeldet.

Die Patentanmeldung wurde mit Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse GO6F
vom 2. Oktober 2006 zurlckgewiesen. Als Begrindung ist im Beschluss aus-
gefiihrt, dass beim geltenden Anspruch 1 nicht erkennbar sei, was unter Schutz
gestellt werden soll. Denn es bleibe unklar, ob es sich bei dem beanspruchten
Datenverarbeitungssystem um ein Verfahren, das in Form von Programmen aus-
gefuihrt wird oder um ein Erzeugnis in Form eines Datentrdgers mit Programmin-
formationen zur Ausfiihrung eines Verfahrens handle. Dies sei der Anmelderin mit
Bescheiden vom 28. November 2005, Punkt 2.2) und Punkt 4) bzw. vom
30. August 2006 bereits mitgeteilt worden.

In diesen der Patentzuriickweisung vorangegangenen zwei Prifungsbescheiden,

zu denen trotz Aufforderung durch die Anmelderin (vgl. Bescheid vom



30. August 2006, Punkt 1) keine Recherche von der Prifungsstelle durchgefthrt
wurde, fuhrt die Prufungsstelle unter anderem aus, dass der Anspruch 1 bezuglich
des Begriffs Datenverarbeitungssystem unklar sei (Punkt 2.2 des Bescheids vom
28. November 2005). Auch lasse der Anspruch 1 keine erfinderische Tatigkeit hin-
sichtlich der beanspruchten Adapterkomponente erkennen, da eine solche Anord-
nung ,hotorisch im Bereich fachmannischer Uberlegungen® liege, so dass sich ein
schriftlicher Nachweis des Standes der Technik ertbrige (vgl. Bescheid vom 28.
November 2005, Punkt 2.3 bzw. Bescheid vom 30. August 2006, Punkt 2).

Auf die Ladung der Prifungsstelle vom 30. August 2006 zu der von der Anmel-
derin mit Schreiben vom 1. Méarz 2006 selbst anregten (vgl. dortige Seite 5, le.
Abs.) Anhorung am 4. Oktober 2006 hat diese mit Telefonat vom 31. Juli 2006
mitgeteilt, dass sie einen Anhoérungstermin vorerst nicht wahrnehmen, sondern zu-
erst einen weiteren Bescheid mit einem recherchierten Stand der Technik abwar-
ten wolle. Mit Schreiben vom 20. September 2006 hat sie erklart, dass sie nicht
beabsichtige zur geladenen Anhérung zu erscheinen, und Entscheidung nach Ak-

tenlage beantragt.

Gegen den Zurickweisungsbeschluss vom 2. Oktober 2006 richtet sich die frist-

gerecht eingelegte Beschwerde der Anmelderin vom 18. Oktober 2006.

In der mit Schreiben vom 8. Februar 2007 eingereichten Beschwerdebegriindung
tritt die Anmelderin den Ausfuhrungen der Prifungsstelle zur fehlenden Klarheit
entgegen. Ferner rugt sie die ,Verweigerung rechtlichen Gehoérs®, da der ,angeb-
liche Mangel [...] vor Erteilung des Zuriuckweisungsbeschlusses nicht gerlgt
worden ist®. Vielmehr sei im der Zurickweisung vorangegangenen Bescheid vom
30. August 2006 gerade ein Rechtsschutzbedirfnis seitens der Prufungsstelle
bejaht worden, indem sie ausdricklich die im Absatz 4, letzter Abschnitt des Be-
scheids vom 28. November 2006 vertretene Auffassung (,Fiir einen weiteren ne-
bengeordneten Patentanspruch, dessen Gegenstand ein Computersystem ist, auf

dem ein Computerprogramm ausgefuhrt wird, ist kein Rechtsschutzbedirfnis er-



kennbar, wenn das Computersystem Uber das Computerprogramm hinaus nur all-
gemein Ubliche Vorrichtungsmerkmale wie Prozessor, Speicher, Netzwerk etc.

aufweist.”) nicht weiterverfolgt habe.

Sie fuhrt zudem aus, dass der Gegenstand der Anmeldung neu und erfinderisch
sei, da offensichtlich kein relevanter Stand der Technik existiere, der dem Anmel-
dungsgegenstand entgegenstehe (vgl. Schreiben vom 8. Februar 2007, Seite 12,
Abs. 3).

Die ursprunglich eingereichten und dem Zurlckweisungsbeschluss vom
20. Oktober 2006 unverandert zugrundeliegenden Patentanspriche 1 und 12 lau-

ten:

,1. Datenverarbeitungssystem zur Integration zweier Programm-

Anwendungsgeruste, umfassend:

- einen generischen Behalter (1), der mit in einem ersten An-
wendungsgerist implementierten Applikationen (2) kommuni-
zieren kann und deren Kommunikation untereinander ermdg-
licht,

- eine in dem ersten Anwendungsgerist implementierte generi-
sche Komponente (6), welche die Funktionalitdten eines zwei-

ten Anwendungsgerusts bereitstellt;

- zumindest eine mittels des zweiten Anwendungsgerusts oder
eines mittels des zweiten Anwendungsgerusts erzeugten drit-
ten Anwendungsgerusts erstellten Neu-Applikation (8), welche
die Funktionalitaten des zweiten Anwendungsgerusts verwen-
det; und



- eine Adapterkomponente (7) zur Kommunikation zwischen der

generischen Komponente (6) und der Neu-Applikation (8).

,12. Verfahren zur Integration von Applikationen (8) eines zweiten
Anwendungsgerists in eine Funktionsgruppe mit Applikationen (2)
eines ersten Anwendungsgerusts, folgende Verfahrensschritte

umfassend:

- Bereitstellen eines generischen Behalters (1), der mit in einem
ersten Anwendungsgerist implementierten Applikationen kom-
munizieren kann und deren Kommunikation untereinander er-

maoglicht;

- Bereitstellen der Funktionalitdt eines zweiten Anwendungsge-
rists mittels einer generischen Komponente (6) in einer Weise,
die eine Kommunikation mit dem generischen Behélter in der

Art des ersten Anwendungsgerusts gestattet; und

- VerknlUpfen zumindest einer in dem zweiten Anwendungsge-
rist implementierten Neu-Applikation (8) mittels einer Adapter-
komponente (7) mit der generischen Komponente, so dass die
Neu-Applikation im zweiten Anwendungsgerist oder einem
dritten, auf dem zweiten Anwendungsgerust basierenden An-
wendungsgerust ablaufen und zugleich Informationen mit dem
generischen Behalter in der Art des ersten Anwendungsge-

rusts austauschen kann.”

Die weiteren (Neben-) Anspriche sind hierauf zuriickbezogen und stellen bevor-

zugte Ausfuhrungsformen dar.



Die Anmelderin verteidigt ihre Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren mit un-
veranderten Patentansprichen nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsantragen 1
bis 5 (vgl. Schreiben vom 8. Februar 2007, Seite 2).

Mit Schreiben vom 24. Juli 2012 beantragt sie

- den Beschluss der Prifungsstelle vom 16. Oktober 2006 auf-
zuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt zurlickzuverweisen;

- die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr nach § 80 Abs. 3
PatG.

Hilfsweise wird beantragt, eine mundliche Verhandlung anzuberaumen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, denn sie fuhrt zur Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses und zur Zurtickverweisung der Sache an das
DPMA nach 8§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG sowie zur Riickzahlung der Beschwerdege-
buhr nach § 80 Abs. 3 PatG an die Beschwerdefihrerin.

1.

Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Datenverarbeitungssystem zur Inte-
gration zweier Programm-Anwendungsgeruste, aufweisend einen generischen
Behalter, der mit in einem ersten Anwendungsgerust implementierten Applikatio-
nen kommunizieren kann und deren Kommunikation untereinander ermaoglicht,
eine in dem ersten Anwendungsgerust implementierte generische Komponente,
welche die Funktionalitaten eines zweiten Anwendungsgertsts bereitstellen, zu-

mindest eine mittels des zweiten Anwendungsgeriists oder eines auf dem zweiten



Anwendungsgerust basierenden dritten Anwendungsgerusts erstellte Neu-
Applikation, welche die Funktionalitaten des zweiten Anwendungsgerusts verwen-
det, und eine Adapterkomponente zur Kommunikation zwischen der generischen

Komponente und der Neu-Applikation.

Die in der Patentanmeldung verwendeten Begriffe sind dabei ausdriicklich in der
ursprunglich eingereichten Beschreibung definiert (vgl. Offenlegungsschrift, Abs.
[0008] bis [0011]). So ist in der Beschreibung am angegebenen Ort beispielsweise
ausgefuhrt, dass unter einem Datenverarbeitungssystem im Sinne der vorliegen-
den Erfindung eine Mehrzahl von Programmkomponenten mit zugehoriger Lauf-

zeitumgebung zu verstehen ist, welche miteinander interagieren.

Die Patentanmeldung geht von einem Stand der Technik aus, bei welchem Pro-
grammanwendungsgertste (so genannte Frameworks) in modernen Programmier-
umgebungen wichtige Funktionalitaten zum Erstellen von Programmen bereitstel-
len, so dass beispielsweise der Programmierer bestimmte Ausgabe-/Eingaberou-
tinen nicht mehr explizit oder sogar hardwarenah programmieren muss, sondern
auf vorgefertigte Funktionen im Framework zurlckgreifen kann. Anwendungsge-
riste existieren sowohl in klassischen prozeduralen Sprachen als auch in objekt-
orientierten Sprachen. Sie kdnnen grundsatzlich unabhangig von einer Pro-
grammiersprache konzipiert oder mit einer Programmsprache eng assoziiert sein.
Aufgrund von technischen Fortschritten werden die Anwendungsgeriste nach
bisherigen Erfahrungen alle 5 bis 10 Jahre so nachhaltig verandert, dass in einem
alten Anwendungsgerist geschriebene Programme fur das neue Anwendungs-
gerust in nachteiliger Weise Uberarbeitet werden mussen (vgl. urspringliche Un-

terlagen, Seite 1, erster Abs.).

Hiervon ausgehend liegt der Anmeldung die Aufgabe zugrunde, eine Mdglichkeit
[ein Datenverarbeitungssystem und ein entsprechendes Verfahren] bereitzustel-

len, mit der die in einem neuen Anwendungsgerist geschriebenen Applikationen



innerhalb eines bereits vorhandenen alteren Anwendungsgeristes funktionieren

kénnen (vgl. urspringliche Unterlagen, Seite 2, le Abs.).

Diese Aufgabe soll durch das Datenverarbeitungssystem des geltenden An-
spruchs 1 sowie dem Verfahren zur Integration von Applikationen eines zweiten
Anwendungsgerusts in eine Funktionsgruppe mit Applikationen eines ersten An-

wendungsgerists gemal Anspruch 12 geldst werden.

2.
Der Gegenstand des unveréandert geltenden Anspruchs 1 ist Klar.

Die Zurlckweisung der vorliegenden Patentanmeldung wurde von der zustandi-
gen Prufungsstelle damit begriindet, dass nicht erkennbar sei, was als patentfahig
unter Schutz gestellt werden soll.

Hierzu fuhrt die Prifungsstelle im jetzt angefochtenen Beschluss im Detail aus,
dass der Begriff ,Datenverarbeitungssystem® ein allgemein bekannter Fachbegriff
fur ein System mit einem Computer fur die numerische und/oder alphanumerische
Datenverarbeitung sei. Gemafd Definition in der Beschreibung - hier verweist die
Prufungsstelle in ihrer Beschlussbegriindung Seite 4, Abs. 1 ausdriicklich auf die
ursprunglich eingereichten Unterlagen - sei aber unter einem Datenverarbeitungs-

system ein System von Programmkomponenten zu verstehen.

Selbst bei einer Auslegung des Begriffs ,Datenverarbeitungssystem® im Sinne der
Anmelderin lasse dieses weiter offen, ob es sich hierbei um ein Verfahren, das in
Form von Programmen ausgefuhrt wird oder um ein Erzeugnis in Form eines Da-

tentragers mit Programminformation zur Ausfihrung eines Verfahrens handle.

Somit sei unklar, was mit dem geltenden Anspruch 1 unter Schutz gestellt werden

solle.



Dieser Auffassung ist nicht zu folgen. Denn — wie die Prufungsstelle im jetzt
angefochtenen Beschluss selbst ausfiihrt — hat es die Patentanmelderin bzw. der
Erfinder selbst in der Hand, wie sie ihre Erfindung mittels eines Patentanspruchs
umschreibt. Hiervon ausgehend sind die von der Anmelderin verwendeten Begriffe
nicht in ihrem Wortsinn sondern im Kontext der Gesamtanmeldung auszulegen
(vgl. bspw. BGH, GRUR 2001, 232, Leitsatz - ,Brieflocher). Bei der Auslegung der
Fachbegriffe stellt die Patentanmeldung ihr eigenes Lexikon dar (8 14, Satz 2
PatG, BGH GRUR 1999, 909, 2. Leitsatz — ,Spannschraube®). Eine Einschran-
kung oder Umdeutung der Fachbegriffe durch das Ubliche Verstandnis des Fach-
manns ist hierbei nicht zulassig und im Ubrigen ersichtlich auch nicht aus dem von
der Prifungsstelle hierfir herangezogenen 8§ 126 PatG ableitbar. Vorliegend ist
der im Anspruch verwendete, und von der Priufungsstelle im Zurlickweisungs-
beschluss als unklar bemangelte Begriff ,Datenverarbeitungssystem® in der ur-

sprunglichen Beschreibung wartlich wie folgt definiert:

,Ein Datenverarbeitungssystem im Sinne der vorliegenden Erfindung
ist eine Mehrzahl von Programmkomponenten und zugehériger Lauf-

zeitumgebung, die miteinander interagieren.”

Diese Definition ist nach vorstehenden Ausfiihrungen zwingend der Auslegung
des Gegenstands des Anspruchs 1 zugrunde zu legen. Somit umfasst der Gegen-
stand des Anspruchs 1 weder ein Verfahren, das in Form von Programmen aus-
gefuhrt wird noch ein Erzeugnis in Form eines Datentrdgers mit Programmin-
formation zur Ausfihrung eines Verfahrens unter Verfahren, sondern eindeutig
und zweifelsfrei eine Mehrzahl von (Software-) Programmkomponenten ein-
schliel3lich zugehoriger Laufzeitumgebung, wobei die Programmkomponenten mit-

einander interagieren.

Der vorgelegte Anspruch 1 lasst daher eindeutig und zweifelsfrei erkennen, was

unter Schutz gestellt werden soll. Der anderslautende Beschluss der Prifungs-
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stelle fur Klasse GO6F des Deutschen Patent- und Markenamts ist daher aufzu-
heben.

3.
Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 betrifft eine Anweisung zum Aufbau
eines Datenverarbeitungssystems mit einer Mehrzahl von Software-Programm-

komponenten und zugehoriger Laufzeitumgebung, die miteinander_interagieren

und geht somit Uber einen Programmcode an sich hinaus. Der beanspruchte
Gegenstand unterliegt somit nicht dem Patentausschlusskriterium nach 8 1 Abs. 3
Nr. 3 PatG. Zur weiteren Frage der Patentfahigkeit wurde im Prufungsverfahren
vor dem DPMA bislang lediglich pauschal, also ohne Bezug auf einen druck-
schriftichen Stand der Technik, Stellung genommen. Eine entsprechende Pa-
tentrecherche hierzu wurde bislang erkennbar nicht einmal durchgefuhrt. Nach-
dem somit vorliegend nicht ausgeschlossen werden kann, dass insbesondere
unter Gesichtspunkt der 88 3 und 4 PatG ein der Patenterteilung mdglicherweise
entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entschei-
dung nur aufgrund einer umfassenden Bericksichtigung des relevanten Standes
der Technik ergehen kann, wofir aufgrund der ihnen zur Verfigung stehenden
Recherchemittel in erster Linie die Prifungsstellen des Patentamts berufen sind,
war die Sache zur weiteren Prifung und Entscheidung auf der Grundlage des
Antrags der Beschwerdefuhrerin vom 24. Juli 2012 nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen.

4.
Die Riickzahlung der Beschwerdegebihr wird nach § 80 Abs. 3 PatG angeordnet.

Nach dieser Vorschrift kann die Rickzahlung der Beschwerdegebihr angeordnet
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfah-
rensfehlern oder unsachgeméfRer Sachbehandlung (z. B. sachliche Fehlbeur-

teilung, Verfahrensfehler, VerstoR gegen die Verfahrensékonomie) in Betracht
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(vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 80 Rdn 111.; Benkard/Schafers, PatG, 10. Aufl.,
§ 80 Rdn 20 ff. m.w.N.; Busse, PatG, 6. Aufl., § 80 Rdn 95 m. w. N.).

Vorliegend liegt, wie bereits ausgefiihrt, eine sachliche Fehlbeurteilung der Pri-
fungsstelle vor, was zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses fihrt. Zwar
vermag dies fur sich allein eine Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr noch nicht zu
rechtfertigen. Hier kommen aber erschwerende Umstande hinzu, welche eine sol-

che Billigkeitsentscheidung im vorliegenden Einzelfall gebieten.

Denn die Rechtsauffassung der Priufungsstelle stellt sich angesichts der oben
dargestellten einhelligen, bislang nicht bestrittenen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs, gegen die auch die Priufungsstelle keine sachlichen Einwande
erhoben hat, als kaum mehr vertretbar dar, was die Entscheidung als willkirlich
erscheinen lasst. Hinzu kommt, dass die Prifungsstelle eine Anhérung ohne zuvor
durchgeflihrte Recherche zum Stand der Technik, lediglich zur strittigen Frage der
Klarheit von Ansprichen, anberaumt hat. Eine solche Vorgehensweise wére aber
nur vertretbar, wenn es sich hierbei um einen offensichtlichen und nicht beheb-
baren Mangel handeln wirde. Hiervon kann vorliegend aber keine Rede sein. War
aber bei der gebotenen ergebnisoffenen Durchfiihrung der Anhérung eine Klarung
dieser formalen Frage auch aus Sicht der Prifungsstelle im Bereich des Mogli-
chen, hatte es erst recht nahegelegen, zuvor eine Recherche zum Stand der
Technik durchzufuhren, um diese (auch) zum Gegenstand der Anhdérung machen
zu kénnen. Indem dies ohne sachlichen Grund unterblieb, verstiel3 die Prufungs-
stelle auch gegen das Gebot der 6konomischen Verfahrensfiilhrung, da diese
Vorgehensweise zu der nunmehr unvermeidbaren Verzégerung der Bearbeitung
der Anmeldung infolge der Aufhebung des rechtwidrigen Beschlusses und der Zu-
rickverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt wegen der unterbliebe-

nen Sachprufung fuhrte.

Dem stehen auch die allgemeinen Ausfihrungen der Prifungsstelle zur Patent-

fahigkeit des beanspruchten Gegenstands aus dem schriftichen Verfahren, wo-
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nach mit Verweis auf die dem Fachmann bekannten, im Anspruchswortlaut ver-
wendeten Fachbegriffe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit beruhe, nicht entgegen. Denn diese Ausfihrungen ohne Nen-
nung eines entsprechenden Nachweises aus dem Stand der Technik lassen die
im Anspruch beanspruchte Wechselwirkung der mit den Fachbegriffen umschrie-
benen Einzelkomponenten und damit die beanspruchte technische Lehre des zu
beurteilenden Anspruchs voéllig aul3er Acht und genltigen somit nicht der Begrin-
dungspflicht der Patentabteilung (vgl. BGH, GRUR 2010, 858, 1. Leitsatz - ,,Crimp-

werkzeug IlI).

Auch der von der Anmelderin nach Ladung durch die Prifungsstelle gestellte
Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten fuhrt zu keiner anderen Beurtei-
lung, da sie mit diesem Antrag ersichtlich nur auf die erkennbare Voreingenom-
menheit der Prifungsstelle reagieren wollte.

Hoppler Schwarz Maile Dr. Schwengelbeck

Hu



